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Sachverhalt und Antrage

1v.

0588.D

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch
gegen das europaische Patent Nr. 1 133 540

zuriuckzuweisen.

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent aufgrund
mangelnder erfinderischer Tatigkeit des Gegenstands der
Anspriche (Artikel 100 (a) EPU) angegriffen worden.

Die Grundlage der Entscheidung bildeten die Anspriche 1
bis 9 des Patents in der erteilten Fassung, wobei der

unabhangige Anspruch 1 wie folgt lautet:

"1. Kettenschmiermittel fir FOorder- und Transportanlagen
aus Wasser, Tensiden und Desinfektionsmitteln sowie
ublichen Hilfs- und Zusatzstoffen, dadurch
gekennzeichnet, dall als Tensid ein synthetisches
anionisches Tensid in einer Menge von 0,1 - 1,5 g/l und
als Desinfektionsmittel Chlordioxid in einer Menge von

0,5 - 5 mg/l verwendet wird."

Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die

folgenden Dokumente herangezogen:

(D1) EP-A-0 359 145 und
(D3) DE-A-39 28 747

In der angefochtenen Entscheidung hielt die
Einspruchsabteilung das Dokument (D1) fur den
nachstliegenden Stand der Technik. Aufgabe des
angefochtenen Patents sei es, ein Kettenschmiermittel
fur Transport- und Forderanlagen bereitzustellen, das
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reinigende, desinfizierende und biostatische Wirkungen
aufweist. Der Fachmann hatte zur LOsung dieser Aufgabe
das Dokument (D3), das auf die Anwendung von Chlordioxid
als Desinfektionsmittel iIn Kettenschmiermitteln hinwelst,
nicht herangezogen, da erst nach dem Prioritatsdatum der
vorliegenden Anmeldung deutlich wurde, dass Chlordioxid
fur diesen Zweck einsetzbar sei. Dokument (D1) allein
lege den Gegenstand der vorliegenden Anspriche nicht

nahe.

VI. Am 6. Dezember 2007 hat eine mundliche Verhandlung vor

der Kammer stattgefunden.

VII. Die Beschwerdefihrerin machte - erstmals iIm
Beschwerdeverfahren - geltend, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 des angefochtenen Patents Uber den Inhalt
der Anmeldung in der urspriunglich eingereichten Fassung

hinausginge und somit gegen Artikel 123 (2) EPU verstoRe.

AuRerdem hielt die Beschwerdefuhrerin den Gegenstand der
Anspruche nicht fir erfinderisch. Sie sah das Dokument
(D1) als nachstliegenden Stand der Technik an. Die durch
den Gegenstand der Anspriche des angefochtenen Patents
im Hinblick auf dieses Dokument geldste Aufgabe sei es,
die Belastung der Klaranlagen durch die ins Abwasser
gelangenden Kettenschmiermittel zu vermindern. Zur
Losung dieser Aufgabe hatte der Fachmann in dem aus
Dokument (D1) bekannten Kettenschmiermittel Chlordioxid
als Desinfektionsmittel eingesetzt, unter anderem da das
Dokument (D3) den Zusatz von Chlordioxid als
Desinfektionsmittel zu Kettenschmiermitteln offenbare
und auf die hohere Effektivitat von Chlordioxid und die

damit verbundene geringere Abwasserbelastung hinweise.

0588.D
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Zwar erfordere die Lehre des Dokuments (D3) ferner die
Anwesenheit von Sequestrier- oder Komplexiermittel,

diese fTielen jedoch unter die "ublichen Hilfs- und
Zusatzstoffe" gemall Anspruch 1 des angefochtenen Patents.
Zur Stitzung dieses Arguments verwies die
Beschwerdefiuhrerin auf die von ihr erstmals im

Beschwerdeverfahren angezogenen Dokumente:

(D9)  WO-A-96 02 616 ,
(D10) EP-A-0 044 458 und
(D11) DE-A-23 13 330 .

VI11. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat das
Streitpatent auf der Basis der erteilten Fassung
verteidigt. Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der
Kammer reichte sie noch einen Hilfsantrag ein, dessen
Anspruch 1 sich von dem des Streitpatents dadurch
unterscheidet, dass direkt nach dem Wort
"Transportanlagen'™ die Worte "in Abfullanlagen von

Lebensmitteln™ eingeflugt ist.

Die Beschwerdegegnerin brachte vor, der von der
Beschwerdefuhrerin erhobene Einwand der unzul&ssigen
Erweiterung im Sinne von Artikel 123 (2) EPU filhre einen
neuen Einspruchsgrund unter Artikel 100 (c) EPU ein,
dessen Zulassung im Beschwerdeverfahren gemald der
Entscheidung der GrofRen Beschwerdekammer G 10/91 ihrer

Zustimmung bedurfe, die sie verweigere.
Ferner seien die Dokumente (D9) bis (D11) nicht ins

Verfahren zuzulassen, da sie grundlos verspatet

eingereicht worden seien.

0588.D
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Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ging
auch sie vom Dokument (D1) als nachstliegendem Stand der
Technik aus. Der beanspruchte Gegenstand ld6se zwei
Aufgaben gegenuber dem in Dokument (D1) offenbarten
Kettenschmiermittel. Einerseits bewirke der Ersatz der
In diesem Dokument beschriebenen Desinfektionsmittel
durch Chlordioxid eine geringere Belastung der
biologischen Stufen von Klaranlagen, u. a. da
Chlordioxid schon vor Erreichen der Klaranlage abgebaut
wirde. Andererseits erhohe Chlordioxid die

Schmierwirkung der Tenside.

Der Fachmann hatte zur Losung dieser Aufgaben nicht das
Dokument (D3) herangezogen, da dieses den Einsatz von
Chlordioxid vor allem bei Reinigungsschritten vorschlage,
das angefochtene Patent hingegen auf Kettenschmiermittel
fir den Dauerbetrieb ziele. Ferner erwahne dieses
Dokument die Verringerung der Abwasserbelastung als

Folge eilner geringeren Konzentration an
Desinfektionsmittel, nicht jedoch den Abbau von
Chlordioxid vor Erreichen der Klaranlage. Schliel3lich

sei gemdl3 der Offenbarung des Dokuments (D3) die
Anwesenheit von Sequestrier- bzw. Komplexiermittel
zwingend. Letztere seien in den Dokumenten (D9) bis (D11)
nicht als Zusétze zu synthetischen anionischen Tensiden
beschrieben und stellten auch deshalb nicht als ubliche
Hilfs- und Zusatzstoffe gemall dem Anspruch 1 des
angefochtenen Patents dar. Folglich wirde selbst die -
threr Meinung nach nicht naheliegende - Kombination der
Offenbarungen der Dokumente (D1) und (D3) nicht zum
Gegenstand der vorliegenden Anspriche fuhren.

1X. Die Beschwerdefuhrerin beantragte, die Entscheidung

aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

0588.D
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Die Beschwerdegegnerin beantragte, die von der
Beschwerdefihrerin erstmals im Beschwerdeverfahren
genannten Dokumente (D9) bis (D11) nicht zum Verfahren
zuzulassen, die Beschwerde zuriuckzuweisen, und,
hilfsweise, das Patent auf der Grundlage der Anspriche
des Hilfsantrags, eingereicht wahrend der mundlichen
Verhandlung vor der Kammer am 06. Dezember 2007,

aufrechtzuerhalten.

X. Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkindet.

Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Zulassung der Dokumente (D9) bis (D11) in das

Beschwerdeverfahren

Diese Dokumente wurden von der Beschwerdefihrerin
eingereicht, um die von der Beschwerdegegnerin erstmals
Im Beschwerdeverfahren aufgestellte Behauptung zu
entkraften, dass Sequestrier- und Komplexiermittel nicht
zu den in Kettenschmiermitteln "ublichen Hilfs- und
Zusatzstoffen” gemdlR Anspruch 1 des angefochtenen

Patents zu zahlen seien.
Insofern ist eine der Beschwerdefihrerin anzulastende

Verspatung, die es rechtfertigen konnte, diese Dokumente

nicht zum Verfahren zuzulassen, nicht erkennbar.

0588.D
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Daher liel3 die Kammer diese Dokumente als Beweismittel

im Beschwerdeverfahren zu.

Hauptantrag

3. Artikel 123 EPU

3.1 Die Anspriche des Hauptantrags sind die des Patents in
der erteilten Fassung. Sie genilgen somit den
Erfordernissen von Artikel 123 (3) EPU.

Der erstmals wahrend des Beschwerdeverfahrens geltend
gemachte Einwand gemaR Artikel 100 (c) EPU stellt einen
neuen Einspruchsgrund dar, der im Beschwerdeverfahren
nur mit dem Einverstandnis der Patentinhaberin gepruft
werden durfte. (siehe G 10/91, ABI. EPA 1993, 420,

Satz 3 der Stellungnahme).

Nachdem die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) in
threm Schreiben vom 18. Dezember 2006 mitgeteilt hat,
dass sie ihr Einverstandnis zur Prufung dieses neuen

Einspruchsgrundes nicht erteilt, ist In diesem

Beschwerdeverfahren eine Prufung, ob Einspruchsgrinde
gemal Artikel 100 (c) EPU der Aufrechterhaltung des
Patents entgegenstehen, ausgeschlossen.

4. Neuheit

Die Kammer hat sich davon Uberzeugt, dass der Gegenstand
des vorliegenden Anspruchs 1 gegenuber den
entgegengehaltenen Dokumenten neu ist. Da die Neuheit
nicht strittig war, eridbrigen sich nadhere Ausfihrungen

hierzu.

0588.D
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Erfinderische Tatigkeit

Fir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit im
Sinne von Artikel 56 EPU ist nach der standigen
Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei Anwendung des
Aufgabe-L6sungs-Ansatzes der nachstliegende Stand der
Technik festzustellen, demgegenuber die Aufgabe zu
ermitteln, die erfindungsgemall geldst wird, und
schlielBlich die Frage zu klaren, ob die vorgeschlagene
Losung dieser Aufgabe fur den Fachmann angesichts des

Standes der Technik nahelag.

Die Kammer betrachtet im Einklang mit den Parteien

Dokument (D1) als néchstliegenden Stand der Technik.

Dokument (D1) offenbart Schmiermittel fur F6rderanlagen
zur Abfullung von Lebensmitteln, wobei die Schmiermittel
anionisches Tensid in dem im Anspruch 1 des
angegriffenen Patents festgelegten Konzentrationsbereich
und gegebenenfalls Desinfektionsmittel enthalten (siehe
(D1), Anspriuche 1, 11 und 13, sowie Seite 2, Zeilen 6-9,
und Seite 4, Zeilen 55-58).

Die Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, dass
gegenudber diesem nachstkommenden Stand der Technik die
Kettenschmiermittel gemall dem angefochtenen Patent
Klaranlagen weniger belasten und aul’erdem die

Schmierwirkung der Tenside verbessern.

Im Hinblick auf den nachstkommenden Stand der Technik
bestand die objektive Aufgabe darin, ein
Desinfektionsmittel enthaltendes Kettenschmiermittel auf
der Basis anionischer Tenside fur den Einsatz in

Foérderanlagen bereitzustellen, das Klaranlagen und
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5.6
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Umwelt nicht negativ beeinflusst und die Schmierwirkung
der enthaltenden Tenside erhoht (siehe die Absatze [0015]
und [0016] des angefochtenen Patents).

Zur Losung dieser Aufgabe werden die Kettenschmiermittel
nach Anspruch 1 des angefochtenen Patents vorgeschlagen.
Diese enthalten Chlordioxid In einer Menge von 0,5 bis
5 mg/l.

Im Hinblick auf diese sehr geringe Menge an Chlordioxid
und die Tatsache, dass Chlordioxid sich insbesondere in
Gegenwart von organischen Verbindungen zu unwirksamen
Verbindungen zersetzt (siehe z.B. Seite 3, Zeilen 25 bis
30 und Seite 4, Zeilen 1 bis 8, sowie die Tabelle 6, des
angefochtenen Patents), ist es glaubhaft, dass die
erstgenannte Teilaufgabe, d.h. die Erzielung einer
effektiven bioziden Wirkung ohne Belastung von
Klaranlagen und der Umwelt, tatsdchlich in der vollen
Breite der Anspriuche geldst wird. Die Beschwerdefihrerin

hat dies auch nicht bestritten.

Ob auch die Lo6sung der Teilaufgabe, die Schmierwirkung
der Tenside zu verbessern, geldst wird, war zwischen den
Parteien strittig, ist jedoch aufgrund der unten
ausgefihrten Schlussfolgerungen der Kammer fur die
erfinderische Tatigkeit unerheblich.

Es 1st nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik dem
vor den oben definierten Teilaufgaben stehenden Fachmann
Anregungen bot, diese durch ein Schmiermittel mit den Im
Anspruch 1 des angefochtenen Patents angegebenen

Merkmalen zu ldsen.
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Das Dokument (D1) offenbart Schmiermittelzubereitungen,
die anionische Tenside und gegebenenfalls
Desinfektionsmittel enthalten und fur den Transport von
Flaschen mittels Forderanlagen im Lebensmittelbereich
geeignet sind (siehe oben unter Punkt 5.2). Das Dokument
enthalt jedoch keinerlei Hinweils darauf, Chlordioxid als
Desinfektionsmittel einzusetzen, und damit auch keine

Anregung zur Losung der beiden Teilaufgaben.

Dokument (D3) betrifft ein Verfahren zur Desinfektion
von harten Oberflachen mit Chlordioxid, hergestellt in
Losung durch Mischen einer Losung aus Natriumchlorit und
einer sauren Komponente, wobei als saure Komponente ein
Sequestrierungsmittel und/oder ein Komplexierungsmittel
verwendet wird, und die Chlordioxid-Konzentration durch
eine Steuerung des Verhaltnisses der Konzentration der
sauren Komponenten zu Natriumchlorit besonders bevorzugt
0,5 bis 5 ppm (also etwa 0,5 bis 5 mg/l) betragt (siehe
Seite 3, Zeilen 13 bis 29, und Seite 5, Zeilen 25 bis
29). Die erhaltene Chlordioxid-Losung kann unter anderem
als Additiv zu Kettengleitmitteln als Reinigungs- und
vor allem als Desinfektionskomponente eingesetzt werden
(siehe Seite 3, Zeilen 64 und 65).

Aus dem Dokument (D3) ist auch zu entnehmen, dass
Chlordioxid damals bereits als Desinfektionsmittel in
der Lebensmittel- und Getrankeindustrie, sowie bei der
Wasseraufbereitung bekannt war (siehe Seite 2, Zeilen
19-26).

Dokument (D3) offenbart auch, dass Chlordioxid ein
Desinfektionsmittel i1st, das 1m Vergleich zu
Desinfektionsmitteln, die auf Aktivchlorbasis beruhen,

sowie zu Persauren deutliche Vorteile aufweist und dass
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neben hoherer Effektivitat hieraus die Anwendung in
geringerer Konzentration und die damit verbundene
geringere Abwasserbelastung resultiert (siehe Seite 2,
Zeilen 6 bis 16).

Das Dokument (D3) bietet somit dem Fachmann eine
konkrete und spezifische Anregung, die unter Punkt 5.4
definierte Teilaufgabe der Erzielung einer effektiven
bioziden Wirkung unter Vermeidung von negativen
Einflussen auf Klaranlagen und Umwelt durch die
Anwendung von Chlordioxid als Desinfektionsmittel in der

beanspruchten Menge zu ldsen.

Zwar gibt, wie die Beschwerdegegnerin ausfuhrte, die
Lehre des Dokuments (D3) keinen direkten Hinweis darauf,
die darin offenbarte Chlordioxidlésung in einem

anionisches Tensid enthaltenden Kettenschmiermittel

einzusetzen, sie schrankt aber auch nicht dessen
Anwendung auf bestimmte Kettenschmiermittel ein. Daher
hatte sie dem Fachmann keinerlei Veranlassung gegeben,
von einem Einsatz der Chlordioxidldsung In einem
anionische Tenside enthaltenden Kettenschmiermittel

abzusehen.

Das von der Beschwerdegegnerin betonte Fehlen eines
eindeutigen Hinweises Im Dokument (D3) auf einen
kontinuierlichen Einsatz des die Chlordioxidldsung

enthaltenden Kettenschmiermittels ist fur die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht relevant,
da der Gegenstand der Anspriche des angefochtenen
Patents nicht auf einen Dauereinsatz eingeschrankt ist
(siehe Anspruch 8 des angefochtenen Patents).
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Die Beschwerdefihrerin hat eingewandt, dass das Dokument
(D3) den Einsatz einer Chlordioxidlésung offenbare, die
zwingend eiln fur thre Herstellung verwendetes
Sequestrierungsmittel und/oder Komplexierungsmittel als
saure Komponente enthalte, der vorliegende Anspruch 1
aber den Zusatz dieser Mittel ausschliele.

Der Wortlaut dieses Anspruchs beschrankt die
Inhaltsstoffe der Kettenschmiermittel auf die darin
explizit genannten Komponenten (“'‘Kettenschmiermittel
aus Wasser, Tensiden und Desinfektionsmittel, sowie
ublichen Hilfs- und Zusatzstoffen, ...").

Sequestrier- oder Komplexiermittel sind im Anspruch 1
nicht ausdricklich genannt. Kettenschmiermittel
enthaltend Sequestrier- oder Komplexiermittel konnten
jedoch unter den Anspruch 1 des angefochtenen Patents
fallen, falls diese Mittel zu den "Ublichen Hilfs- und
Zusatzstoffen™ zu rechnen waren. Letzteres hat die
Beschwerdegegnerin bestritten, die Beschwerdefihrerin
jedoch im Hinblick auf die Dokumente (D9) bis (D11)
bejaht (siehe oben unter Punkt VIIl, dritter Absatz, und
Punkt V111, letzter Absatz).

Dokument (D9) offenbart ein Schmiermittel fur
Forderanlagen, das als anionisches Tensid ein
Phosphatester gemédl} Anspruch 4 des angefochtenen Patents,
und vorzugsweise ein Sequestriermittel enthalt (siehe
Anspriche 1 und 12);

Dokument (D10) offenbart ein Schmiermittel fur
Forderketten, das ein anionisches Tensid entsprechend
der Formel (1) im Anspruch 2 des angefochtenen Patents

enthalt und bei hoher Wasserharte ein Sequestriermittel



- 12 - T 0637705

enthalten soll, um die Verstopfung der Disen zu
verhindern (siehe Anspruch 1, Seite 1, Zeilen 4-9 und
Zeilen 22-24); und

Dokument (D11) beschreibt ein Schmiermittel fur
Forderketten, das einen Komplexbildner und ein
anionisches Tensid enthalten kann (siehe Seite 1,
zweiter Satz des zweiten Absatzes, und Seite 2, zweiter
Absatz).

Ob die Dokumente (D9) bis (D11) den Einsatz von
Sequestrier- oder Komplexiermittel lediglich empfiehlt,
um das Ausfallen von Fettsaureseifen durch Calciumionen
zu verhindern, ist nicht relevant, da die vorliegenden
Anspriche die Anwesenheit von Fettsaureseifen nicht
ausschliellen (siehe Anspruch 6: ... zusatzlich andere

anionische ... Tenside ...").

Folglich zeigt die Offenbarung der Dokumente (D9) bis
(D11), dass Sequestrier- oder Komplexiermittel als
ubliche Hilfs- und Zusatzstoffe gemal Anspruch 1 des
angefochtenen Patents anzusehen sind.

Daher ist der Einsatz einer Im Dokument (D3) offenbarten,
Sequestrier- oder Komplexiermittel enthaltenden
Chordioxidldsung vom vorliegenden Anspruch 1 nicht
ausgeschlossen.

5.13 Aus den oben unter den Punkten 5.9 bis 5.12 genannten
Grinden h&tte der Fachmann das 1m Dokument (D3)
beschriebene Chlordioxid als Desinfektionsmittel In dem
aus dem Dokument (D1) bekannten Kettenschmiermittel
eingesetzt, um die erstgenannte Teilaufgabe zu ldsen,

d.h. die Erzielung einer effektiven bioziden Wirkung

0588.D
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ohne Belastung von Klaranlagen und der Umwelt (siehe
oben unter Punkt 5.6, erster Absatz). Somit hatte er
diese Teilaufgabe durch das 1m vorliegenden Anspruchs 1
beanspruchte Kettenschmiermittel geldst.

5.14 Die oben unter Punkt 5.6 formulierte zweite Teilaufgabe,
namlich eine Verbesserung der Schmierwirkung der Tenside,
tritt, wenn Uberhaupt, zwangslaufig ein und stellt somit
einen Zusatzeffekt dar, der dem Fachmann beim Ldésen der
ersten Teilaufgabe zwangslaufig in den SchoR fallt. Ein
solcher Zusatzeffekt kann keine erfinderische Tatigkeit
begrinden (siehe u. a. T 0226/88 vom 11. Oktober 1989,
Punkt 3.5 der Entscheidungsgriunde).

5.15 Folglich beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hauptantrags nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Mit dem
unabhangigen Anspruch 1 fallen auch die abhéngigen
Anspriche 2 bis 7 und die auf diese rickbezogenen

Verfahrensanspriche 8 und 9.

Hilfsantrag

6. Die i1n den Anspruch 1 des Hilfsantrags eingefihrte
Zweckbestimmung "in Abfullanlagen von Lebensmitteln™ ist
nicht geeignet, den Einwand mangelnder erfinderischer
Tatigkeirt auszurdumen, da die aus den Dokumenten (D1)
und (D3) bekannten Kettenschmiermittel fur den gleichen
Zweck geeignet sind (siehe oben unter Punkt 5.2 und
Punkt 5.9, zweilter Absatz).

Deshalb machte die Kammer von ihrem Ermessen gemald

Artikel 114 (2) EPU Gebrauch und lieR den ihr in der
mundlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag nicht zu.

0588.D
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Entscheitdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
N. Maslin J. Jonk
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